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Anmelder 

ACTELION PHARMACEUTICALS LTD et al 



1. 



Bei diesem Bericht handelt es sich um den Internationalen vortSuflgen PrQfungsbericht, der von der mit der 
internationalen voriaufigen PrOfung beauftragten Behdrde nach Artikel 35 erstelll wurde und dem Anmelder aemfiS 
Artikel 36 Obemriittelt wird. ^ 



2, Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 6 Blatter einschlleBllch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht AIMI_AGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Intemationale BQro gesandt) Insgesamt Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/Dder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Reqel 
70. 1 6 und Abschnltt 607 der Venwaltungsvorschrlften). 

Blatter, die Where Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrQnden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nur an das Internationale BQro gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAdes elektronlschen 
Datentrager(s) angeben) , derAlie ein Sequenzprotokoll undA)der die dazugehorigen Tabellen enthait/bnthalten, 
nur In computerlesbarer Form, wiia Im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Venwaltungsvorschrlften). 



□ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Bescheids 
Piioritat 





Feld 


Nr. 




□ 


Feld 


Nr. 


11 


ISI 


Feld 


Nr. 


111 


□ 


Feld 


Nr. 


IV 


IS! 


Feld 


Nr. 


V 


□ 


Feld 


Nr. 


VI 


□ 


Feld 


Nr. 


VII 


□ 


Feld 


Nr. 


VIII 



Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erflnderische TStlgkeit und gewerbllche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erffndung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte MSngel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



16.09.2004 



Name und Postanschrifl der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

EuropSlsches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 3016 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



09.03.2005 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Allard» M 

Tel. +31 70 340-2002 



(J) 



Formblatt PCTyi PEA/ 409 (Deckblatt) (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT^H2004>D001 75 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache benjht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zwecl< eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) . 

2. Hinsichtlich der Bestandteile"^ der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach AiUkel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahman dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht"* und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -92 in der ursprQngllch elngereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

-21 In der ursprQnglich elngereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugeh5rigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unteriagen fortgefalien: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (<genaiiei4nga/?en;: 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehSrende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, koimen einlge Oder alle dieser Blatter mlt der Bemerkuncr 
"eraetzt" versehen warden. 
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Internationales Aktenzeichen 
PCT/C:H2004yD001 75 



Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und qewerbliche 
Anwendbarkeit ^ 



1, Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspmchte Erfindung als neu auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (niciit offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 

la AnsprQche Nr. 1 -7,1 9,20 (alle teilweise und nur hinsichtlich gewerblicher Anwendbarkeit) 
BegrQndung: 

la Die gesamte Internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. 1-7,19,20 (alle teiweise 
und nur liinsiclitlich gewerblicher Anwendbarkeit) beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, fur 
den keine Internationale vorlaufige PrQfung durchgefuhrt werden braucht (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Beschrelbung, die AnsprQche Oder die Zelchnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten AnsprQche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 

konnte (genaue Angaben): 

□ Die AnsprQche bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibunq 
gestQtzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ FQr die obengenannten AnsprQche Nr, wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Venvaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, well 

die schriftliche Fonn □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Fonn □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotide und/oder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorhegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Venwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 

□ siehe Beiblatt fQr weitere Angaben. 



Fonmblatt PGT^PEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
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Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung : 



1. Feststellung 

Neuhelt(N) Ja: AnsprQche 5,12-15.17-20 

Nein: AnsprOche 1-4,6-11,16,21 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 5,1 2-1 5,1 7-20 

Nein: AnsprQche 1-4,6-11,16,21 

Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 8-18,21 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/CH2004/0001 75 



Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: GB-A-1 140 387 (DR. KARLTHOMAE G.M.B.H.) 15. Januar 1969 (1969-01-15) 
D2: MARINKO P ET AL: "A convenient synthesis of 4-aminomethyl-4,5,6,7-tetrahydro- 
1 ,3-benzothia2ole arginine side-oliain mimetics" TETRAHEDRON LETTERS, Bd, 
42, Nr. 50, 10. Dezember 2001 (2001-12-10), Seiten 8911-8913, XP004322573 
D3: WO 02/241 92 A (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE 
MEDICALE ET AL) 28. Marz 2002 (2002-03-28) 

Zu Punkt Hi 

Keine Ersteliung eines Gutaclitens uber gewerbliciie Anwendbarlceit 

Die Anspruohe 1-7, 19 und 20 beziehen sich teilweise auf einen Gegenstand, der nach 
Auffassung dieser Behorde unter die Regel 67.1 (iv) PCT falit. Daher wird uber die 
gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Anspruohe l<ein Gutachten erstellt 
(Artilcel 34(4) a) (i) PCT). 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung 
dieser Feststeiiung 

Neuheit (Artikel 33(2) PCT) 

D1 offenbart analgetische Thiazolopyridine, siehe Anspruohe 1 und 50. Zumindest die 
Verbindung aus Beispiel 58 von D1 steht dem Gegenstand der Anspruohe 1-4, 6 und 7 
der vorliegenden Anmeldung neuheitssohadlioh gegenuber. 

Weiterhin ist der Gegenstand der Anspruohe 8-11,16 und 21 nioht neu im Hinbliok auf 
die Lehre von D2, siehe Seite 8912, Verbindung 6b. 

Der Gegenstand der Anspruohe 5, 12-15 und 17-20 wird nioht im verfugbaren Stand 
der Teohnik besohrieben und ist somit neu. 
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Erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) 

Fiir den Gegenstand der Anspruche 1-4, 6-1 1 , 16 und 21 , welcher nicht neu ist, besteht 
keine Basis zur Anerkennung einer erfinderischen Tatigkeit. 

Fiir den neuen Gegenstand der Anspruclie 1 -4, 6-11,16 und 21 , weiterhin fur den 
Gegenstand der Anspruche 5, 12-15 und 17-20, kann eine erfinderisclie Tatigkeit 
anerkannt warden: im Hinblick auf die in dem nachstliegenden Stand der Technik D3 
beschriebenen Verbindungen lost dieser Gegenstand die Aufgabe der Bereitstellung 
von weiteren Neuropeptid FF Rezeptor-Antagonisten in einer fur den Faclimann nIcht 
nalieliegenden Weise. 

Gewerbliche Anwendbarkeit (Artikel 33^4) PCT) 

Die Verbindungen und das Verfahren der Anspruche 8-18 und 21 konnen in der 
pharmazeutischen Industrie angewendet werden. 

Zu Punkt Vm 

Bestimmte Bemerkungen zur internationaien Anmeldung 

Die in Anspruch 1 benutzte Fonnuiierung "zur Herstellung entsprechender 
Arzneimittel", implizit also zur Herstellung von Arzneimittein mit Neuropeptid FF 
Rezeptor-antagonistischer Wirkung, ist nicht klar im Hinblick auf den genauen Umfang 
dieses Anspruchs, da der Fachmann nicht ohne Weiteres in der Lage ist festzustellen, 
welche Krankheit prazise gemeint ist. 
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